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2S’acorda crear la Unitat de Valorització de la Recerca
El Consell de Govern del 17 de desembre 2010 va aprovar la creació de la
Unitat de Valorització de la Recerca, que té com a missió incentivar i facilitar
la protecció, la valorització i la transferència dels resultats de la recerca de la
UPC a empreses i institucions.
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Primera part: 
Conceptes bàsics sobre les patents
1. La patent, de què estem parlant?
?Les patents confereixen al seu titular un dret d’exclusiva, un
monopoli en una àrea geogràfica determinada i per un temps
determinat.
?Les patents es concedeixen sense garantia de validesa, i en
qualsevol moment es poden anul∙lar si es demostra que no
compleixen totes les condicions de patentabilitat.
?Gràcies al dret d’exclusiva es pot evitar la còpia per part de la
competència.
Drets que atorga una patent
?Evitar que tercers fabriquin, utilitzin, ofereixin en venda,
venguin o importin productes infractors en el país en el que se
ha concedit la patent.
?Vendre els drets de patent o atorgar llicències.
?Durant un termini màxim de 20 anys des de la data de la
presentació de la sol∙licitud de patent.
La patent no concedeix el dret 
d’utilizar la invenció
Requisits de patentabilitat
?Novetat: Una invenció es considera nova quan no està
compresa dins de l’estat de la tècnica.
?Activitat inventiva: Si no resulta de l’estat de la tècnica d’una
manera evident per un expert en la matèria.
?Aplicació industrial: Quan l’objecte pot ser fabricat o utilitzat
per la indústria.
?Suficiencia descriptiva: S’ha d’escriure la memòria de la
patent de manera suficientment clara i completa perque un
expert en la matèria pugui reproduir‐la només amb la
informació continguda en ella.
Què trenca el requisit de novetat?
Abans de la data de 
sol∙licitud
Tesis doctorals
(dipòsit!)
Publicacions
Abstracts
Congressos
Divulgacions
orals
Accessibilitat
Després de la data 
de sol∙licitud
Cap classe de 
divulgació
trenca la 
novetat
Però compte, si s’ha de parlar 
amb empreses usar NDA!!
Com fer una cerca de patents?
Espacenet
Derwent (Web Of Knowledge)
Segona part: 
Conceptes bàsics sobre la 
comercialització de patents
1. I una vegada tenim la patent què?
R+D Universitat Empresa
Idea Patent Prototip Producte
Protecció de la 
tecnologia
Promoció i Valorització
Llicència
Prioritat PCT Nacionals
30 mesos
Comercialització
via llicència
Des de l’any 1991 fins a l’actualitat*, en total 426, de les quals:
? un 89.20% està disponible per comercialitzar
? un 8.22% està llicenciat
? un 2.58% que està en fase de negociació o pendent de realitzar el contracte de llicència
* Fins data 23/02/11
380; 
89,20%
11; 2,58%
35; 8,22%
En comercialització
Reservada
Comercialitzada
2. Cartera de patents de la UPC
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Organització de la cartera de patents
Cartera de patents 
de la UPC
Cartera de 
Comercialització
Passiva
CCP
Cartera de 
Comercialització
Activa
CCA
Cartera de 
Negociacions
CN
Cartera de 
Seguiment de 
Llicències
CSLL
74%
15%
3%
8%
Cartera Comercialització Passiva
Cartera Comercialització Activa
Cartera de Negociacions
Cartera de Seguiment de 
Llicències
Del total de patents que estan a la 
cartera de comercialització activa (>60), 
quasi la meitat pertanyen al sector TIC i 
al sector salut, seguit del sector 
energètic i ambiental i el de la 
construcció.
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
H.Sector Salut
I.Sector TIC i Electrònic
C.Sector Químic
D. Sector del Lleure i l'Entreteniment
G.Sector Industrial i Enginyeria
A.Sector Automoció i Aeronàutica
B.Sector de la Construcció
E.Sector Energètic i Medi Ambient
F. Sector del Transport i Logística
21%
23%
9%4%
11%
4%
13%
13% 2%
Cartera de patents per aplicacions
sectorials
3. Alguns conceptes importants durant el 
procés de comercialització
? Llicència: es transfereix l’ús d’un dret. És un permís del titular de la patent
perquè un altre pugui utilitzar comercialment l’objecte protegit. No és una
venta, és com un lloguer, la UPC seguirà essent el titular de la patent.
? Llicenciant: qui atorga la llicència (UPC)
? Llicenciatari: qui adquireix la llicència (Empresa)
? Cessió: es transfereix la titularitat d’un dret. És com una venta. La UPC
deixarà de ser titular de la patent.
? Cedent: qui atorga la cessió
? Cessionari: qui adquireix la cessió
Contracte de llicència o Contracte de Cessió?
Cessió Llicència
Perquè llicenciar i no cedir? Depèn de cada cas però...
Com podem segmentar una llicència?
? Llicència no exclusiva: El llicenciatari tindrà dret a realitzar tots els actes
que integrin l’explotació de la invenció, en totes les seves aplicacions, en
tots el territoris protegits per la patent i durant tota la duració de la patent
però de manera no exclusiva. Impedeix l’atorgament de llicències
exclusives a tercers per part del llicenciant.
? Llicència en exclusiva: Si no es pacte el contrari, el llicenciatari tindrà dret
a realitzar tots els actes que integrin l’explotació de la invenció, en totes les
seves aplicacions, en tots el territoris protegits per la patent i durant tota la
duració de la patent de manera exclusiva. Es pot fer una sola llicència en
exclusiva en la seva globalitat o segmentar l’exclusivitat:
? Per sectors o aplicacions
? Per països
? Per fabricar, utilitzar, comercialitzar, importar ...
Només es poden fer llicències de patents?
19; 23%
46; 55%
18; 22%
Total de llicències UPC
Know‐How
Patent
Software
NO!
Patent, Know‐how, software
Quina és la millor opció?
• Depen del mercat
• Depen de la tipologia de tecnologia
• Depen de l’empresa llicenciatària potencial
• ...
Dependrà de cada cas...
Però com millor protecció millor comercialització!!
Tipologia llicenciataris
53; 64%
30; 36%
Llicències a 
spin‐off UPC
Llicències a 
tercers
Llicència a tercers
Llicència a spin‐off
Què passa quan hi ha recerca 
col.laborativa?
? Si s’ha pactat titularitat UPC: obligatorietat de
firmar un contracte de llicència
? Si s’ha pactat cotitularitat UPC: l’explotació per
un cotitular no requereix el consentiment dels
demés cotitulars
? Si s’ha pactat titularitat Empresa: no tenim cap
dret a rebre contraprestació econòmica de
l’explotació, a no ser que s’hagi especificat com a tal
en el mateix contracte de recerca.
+
‐
Poder de 
negociació
per part de 
la UPC
Important!!! 
Negociar bé la clàusula de Propietat Industrial i Intel.lectual dels contractes de recerca
col.laboratius amb empreses o entitats!!!!!
4. Com puc fer arribar la meva patent 
a les empreses?
El procés de comercialització
El procés de comercialització
Primer pas: Generació de leaflets i business case
Objectiu: Dissenyar el full de ruta de la comercialització
Una vegada ja tenim la sol.licitud de patent...
Pla de negoci o Business Case
Per què és important?
Ens permetrà saber:
a) A on dirigir-nos
b) A qui oferir-ho
c) Quan presentar-ho
d) Com transferir-ho
The challenge: “Placing the right information in the right hands of the right
companies at the right time”




Segon pas: Moure-ho, moure-ho, moure-ho!!!
Objectiu: generar el màxim d’expectatives
Tenim poc temps, cal sumar esforços!!
- Aprofitar les congressos, fires, jornades, per presentar leaflets de la patent.
- Amb les empreses:
- generar expectatives ≠ explicar tecnologia ALERTA!
- Si cal...
- Firmar acord de confidencialitat (NDA)
- Firmar acord de transferència de material (MTA)
- Director R+D ≠ Director General ALERTA!
- Cercar primer el millor interlocutor!
- Excel.lent tecnologia ≠ Necessitats de les empreses
Una vegada ja tenim clar com fer-ho...
El procés de comercialització
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Tercer pas: Ser bons negociadors!!!
Objectiu: tancar un bon acord de llicència
IMPORTANT!
- Mai avançar les condicions econòmiques
- El valor dependrà de cada cas: no hi ha un Standard ni mitjanes!
- Inversió en R+D prèvia
- Ingressos futurs
- Mercat objectiu
- Tamany de l’empresa
- Capacitat d’explotació de l’empresa
- Territori d’explotació
- Vida útil de la tecnologia
- ...
El procés de comercialització
? Únic pagament a la firma del contracte
? Pagament mixt
? Pagament inicial (downpayment o upfrontpayment)
? Pagament per objectius (milestones)
? Pagament per ventes netes o beneficis (royalties)
? Pagament mínim anual
? Pagament només per ventes o ingressos futurs
Tipologia condicions econòmiques en 
un contracte de llicència
Titular 100% 
UPC
Cotitular X% 
UPC
I si hem tingut èxit, com es reparteixen 
els beneficis de la patent?
Normativa sobre els drets de propietat industrial i intel.lectual a la UPC : 
DOCUMENT CG 10/10 2008
25%
50%
14,70%
10,30%
Unitat bàsica o Grup de Recerca
Inventors
UPC
Creació, promoció o internacionalització de la patent
Si la llicència és a una empresa no vinculada amb els inventors...
Titular 100% 
UPC
Cotitular X% 
UPC
I si hem tingut èxit, com es reparteixen 
els beneficis de la patent?
Proposta de distribució dels royalties derivats del contracte de transferència
de tecnologia entre la UPC I la spin‐off: DOCUMENT CG 22/5 2009
Si la llicència és a una spin‐off on els inventors hi tenen participacions...
100%
UPC
5. Pot una patent rendibilitzar la meva
recerca?
Ingressos de les universitats estadounidenses procedents de llicencies
Font: Enquesta de 2009 sobre llicencies en EE.UU. de la Association of University Technology Managers (AUTM)
El valor de les patents europees
Valor de la patent
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Pot una patent rendibilitzar la meva
recerca?
• Exemple d’un cas real: 
– Patent del CSIC de la investigadora Margarita Salas sobre 
un procés d’amplificació de petites mostres d’ADN gràcies 
a la ADN polimerasa que es produeix quan un virus (Ø29 o 
Phi29) infecta a un bacil (Bacillus subtilis).   
• Any invenció: 1982
• Sol.licitud de patent: 1989 amb titularitat CSIC
• Firma llicència: 2001 a laboratori norteamericà Amersham
Biosciences absorbit després per General Electric Healthcare
• Inici comercialització:  més de 10 anys després. Comercialització 
de dos kits de multiplicació de DNA
• Des del 2003, any d’explotació del producte, el CSIC ha ingressat 
més de 4 milions d’euros
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Quins són els punts crítics?
Moltes gràcies!!!
Unitat de Valorització
Oficina de Patents i Llicències
C/ Jordi Girona, 31 
Edifici Til.lers Planta 1
08034 Barcelona
www.upc.edu/patents
oficina.patents@upc.edu
T: + 34 934 017 452
Òscar Carbó: Director
Eva Villalón: IP Manager
Elisabet del Valle: Licensing Manager
